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Patentes De Invencion Rechazo Instancia Administrativa Obligatoriedad

JURISPRUDENCIA Buenos Aires, 26 de noviembre de 2019. AUTOSY
VISTOS. Paradictar sentenciaen estas actuacionesdelasque RESULTA:  1.- A fs. 149/159 Bayer Cropscience SA se
presenta através de apoderaday promueve demanda contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), afin de que se
declare indebidamente denegada |a solicitud de patente de invencién Actan® P03 0104582, con prioridad de solicitud francesan® 02
15696 de fecha 12/12/02, presentada el 11/12/03, con costas.  Dice que la presente demanda es interruptiva de la caducidad de los
plazos que estuvieran corriendo y formula reserva de transformarlay/o ampliarla (art. 331 del CPCC), antes de correr €l traslado
respectivo.  Seflalaque lafinalidad de la solicitud de patente es proteger una ?Casete de expresion que codificaunas - enol-
piruvil- shikimato -3- fosfato - sintasa (EPSPS) y plantas tolerantes a los herbicidas que la contienen? que logra un inesperado y Uil
resultado dado por latolerancia de niveles de hasta 4kg/ha de glifosato en las plantas modificadas con esta casete.  Menciona que
por medio de laingenieria genética se vienen desarrollando plantas que son genéticamente modificadas con el objeto de resistir una
eventual aplicacion de herbicidas durante el desarrollo vegetativo del cultivo de interés, para eliminar selectivamente solo malezas
sin atacar las plantas aludidas. Apunta que la presente solicitud pertenece a este campo de invencién y reivindica, justamente, la
modificacion del genoma de una planta de interés mediante el agregado de informacion genética exdgena, que e permite a dicho
vegetal tener una mayor resistenciaala aplicacion de herbicidas como el glifosato.  Sefiala que con latecnologia del arte previo, si
bien la planta de interés resiste la aplicacion de un herbicida, de todas maneras, se ve afectada al detenerse su desarrollo por unos
cuantosdias.  Describe las actuaciones llevadas a cabo en el marco del tramite de la patente. Recuerda que recién el 5/7/10 el INPI
emitio un pedido de aclaraciones previas alarealizacion del examen de fondo y solicitd la modificacién del pliego reivindicatorio
entendiendo que las cldusulas 10 a 17 original es se encontraban excluidas de patentabilidad, puesto que contenian material o
métodos biol 6gicos que el organismo no considerainvenciones. Afiade que el 12/11/10 se contesté la vista conferida, adecuando la
solicitud de patente alo requerido por €l Instituto.  Narraque el 17/1/11 la demandada produjo finalmente el examen técnico de
fondo, através del cual determind que la solicitud de patente no podia prosperar, toda vez que no se cumplian los requisitos de
divulgacion suficiente y sustento en lamemoria descriptiva, einsistio en sefidar que lareivindicacion 1 era demasiado amplia, que
las clausulas 10 a 13 a pesar de que se trataba de métodos que incluian un paso de aplicacion de un herbicida relacionado con la
intervencién humana, seguian siendo eminentemente biol égicos, en razén de lo cual tales reivindicaciones eran inaceptables.
Cuentaque el INPI -adicionalmente- cit6 cuatro documentos que combinados supuestamente |e restarian novedad y actividad
inventivaal hallazgo. En tal sentido, la Administracién juzgé que teniendo en cuenta que en €l arte previo yaha sido utilizado €l
promotor CsVMV para aumentar la expresion de genes en plantasy que no constituye ninguna novedad que €l gen parala EPSPS
introducido en una planta confiere toleranciaa herbicida glifosato, a una persona normalmente versada en la materiale resultaria
obvio usar el promotor CsVMV del documento D2, D3 0 D4 en la construccion de expresion del documento D1 para expresar €l gen
heterélogo y obtener plantas transgénicas con tolerancia aumentada para el glifosato. Marca que estas cuestiones fueron respondidas
mediante la contestacion de lavistadel 14/3/11, evacuandose todas las observaciones de laexaminadora.  Destaca que se indico
que las reivindicaciones no se refieren a un promotor conocido como funcional en plantas, sino a una particular combinacion de un
promotor CsVMYV y una secuencia que codifica una proteina EPSPS, |a que no es revelada ni sugeridaen el arte previo y que
ademés presenta ventajas sorprendentes como ser la alta tolerancia a herbicidas como €l glifosato.  Recalca que € mérito
inventivo en esta solicitud es haber alcanzado unatolerancia a dosis de 4 kg/ha de glifosato, lo cual es mucho mas alto de lo normal
y delo revelado, por ejemplo, en el documento D1 que demuestra unatoleranciade 0.8 kg/ha.  Asevera que no obstante haber
evacuado todas y cada una de las vistas conferidas y demostrar la patentabilidad del invento de Bayer, el INPI el 29/6/12 resolvié
denegar la patente solicitada.  Enfatiza que comporta un hecho fundamental que lamismainvencién alaque el INPI le denegd
meérito inventivo para ser patentada, fue concedida por la Oficina Europea de Patentes el 19/5/10 y también ha sido adjudicadaen
Austria, Australia, Chinay Espafia. ~ Aduce que a nivel mundial no rigen otros preceptos juridicos que los que se aplican en
Argentina, y asimismo, en nuestro pais no pueden ni deben existir prohibiciones sobre patentamiento que sean mas severas que las
contempladas en laregla supranacional del Acuerdo ADPIC. A su vez, denuncia que su contrincante no aplico -sin siquiera esgrimir
una justificacion al respecto- la Resolucion INPI 263/03 que habilita alos examinadores a dar por satisfechos los requisitos de
patentabilidad en o que se refiere a novedad absoluta, actividad inventiva, aplicacion industrial y atener por cumplida la blsqueda
de antecedentes internacional es, para aquellas solicitudes nuevas que acrediten una patente homologa concedida en el extranjero por
oficinas que cuenten con criterios de patentabilidad y de examen similares alos que rigen en la oficina de patentes nacional.
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Como Ultimo argumento, repite que la solicitud de patente no pretende que el derecho del inventor recaiga sobre procedimientos
biol 6gi cos sino sobre la novedosa combinacién CsVMV-EPSPS que |e brinda la peculiar caracteristica de latolerancia de niveles de
hasta 4kg/hade glifosato. A lavez, en caso de prosperar la demanda, formula reserva de promover |as acciones pertinentes a
efectos de obtener el cumplimiento del plazo legal de vigencia de la patente, en razdn de las demoras incurridas en el tramite
administrativo, circunstancia por la que también complementariamente podria reclamar un resarcimiento econémico.  Ofrece
pruebay planteael caso federal. A fs. 160 se ordena cumplimentar lacomunicacion previstaen el art. 8° delalLey 25.344y en el
art. 12 del Dec. Reglamentario n® 1116/00. A fs. 167 dictamina el Sr. Fiscal Federal. A fs. 168 seimprime a expediente el
trdmite dejuicio ordinario. A fs. 170 se ordena correr traslado de la accion por el término de treinta dias (art. 9 de laley 25.344).
A fs. 173/175 la parte actora ampliala demanda. En lo principal, manifiesta que el campo y objeto de lainvencién propuesta nada
tienen que ver con materialesy procesos bioldgicos naturales que el INPI no considerainvencion. Adiciona, que lo que agui prima
es laintervencién humanay su capacidad inventiva.  2.- A fs. 319/339 comparece el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI) mediante |etrada apoderada y contesta la demanda entablada en su contra, solicita su rechazo, con costas.  Efectliauna
extensay puntual negativa de los distintos extremos vertidos por su contraria, y reconoce cierta documental. Luego, brinda un breve
relato de lo sucedido en el expediente administrativo sobre la solicitud de patente y aclaralo que considera una ?serie de
inexactitudes facticas expuestas por la actoraen lademanda?.  Adelanta que el simple cotejo de la documentacidn obrante en
autos, permite afirmar que resulta evidente que a momento de resolver e Actan® P030104582 objeto de los presentes actuados,
existian fundamentos suficientes para rechazar su concesion, y por lo tanto, la denegatoria en crisis no luce arbitraria ni infundada.
Alude que los exdmenes técnicos practi cados demuestran que nunca se cumplié con lo solicitado por el examinador, y en
consecuencia; jamas se acreditd el mérito inventivo (art. 4 dela Ley de Patentes), como tampoco €l sustento de lo reivindicado en la
memoria descriptiva (art. 22 de laley referida). Expone que tales objeciones fueron reiteradamente sefialadas durante el tramite
administrativo, pero el solicitante no lasrebatio.  En esalinea, describe que el Informe Denegatorio en sus parrafos finales sostuvo
gue si bien la objecion més importante sobre las cldusulas 1 a11 eslafalta de mérito inventivo y de claridad, cabe mencionar que las
cldusulas 8 a 11 no involucran ningln paso de carécter técnico tecnoldgico significativo, y por ello, no vienen a solucionar ningln
problema técnico que no fuerayaresuelto en el arte previo y no son representativas de la supuestainvencion, lesionando el art. 22 de
laLey 24.481. Ello asi, dado que en el arte previo - declara- se conoce el uso del promotor de CsVMV para expresar un gen de
tolerancia a herbicidas en plantas (D2 a D4), asi como se conoce €l gen EPSPS utilizado (D1).  Resume que resulta obvio, para
una persona hormalmente versada en la materia, usar €l promotor del virus CsVMV para expresar €l gen EPSPS en plantas; por
ende, reitera que no existen pasos novedosos o inventivos.  Indica que e solicitante entiende que el mérito inventivo de la
solicitud consiste en que se logra ?de manera sorprendente? una tolerancia de 4 kg/ha de glifosato, mientras que en el documento D1
se producen plantas resistentes a 0,8 kg/ha de glifosato. Sin embargo, subraya que la parte actora menciona datos de tolerancia a
glifosato obtenidos en D1 en plantas de tabaco, y |os compara con |os datos obtenidos en la presente solicitud en donde solamente se
utilizaron plantas de maiz, de modo que ambos valores no resultan comparables, y el resultado experimental, consecuentemente, no
tiene ningun efecto técnico sorprendente ni comparable, ya que ademas los casetes de expresion utilizados son distintos. A mayor
abundamiento, agrega que no se presentaron val ores exactos del experimento realizado, sino que simplemente se afirmo dicha
tolerancia.  Desde otra perspectiva, dice que los Estados que forman parte del ADPIC, en funcién delo dispuesto en €l art. 29,
gozan de un considerable margen de maniobra para determinar |os contornos especificos de la obligacion de divulgacién, también
respecto de larelacion entre ladescripcion y las reivindicaciones, y la forma de interpretarlas. En el caso de la solicitud cuestionada,
esgrime que esa descripcion claray completajamés se presentd.  En cuanto ala Resolucién INPI 263/2003, fundamenta que no es
obligacion de la Administracion Nacional de Patentes aplicarla, en razon de que su empleo es facultativo cuando exista expresa
fundamentacion técnico- legal, 0 medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de
orden publico (art. 6). Igualmente, denuncia que su adversariainvoco por primera vez la mentada resolucion en la contestacion ala
vista del examen de fondo, por lo que resultaria mas improcedente aun su aplicacion (art. 4 delaresolucién referida). Resaltala
importancia de |os estudios técnicos del INPI y culmina sosteniendo que el acto administrativo cuestionado ha sido dictado de
conformidad con la estricta observancia del principio delegalidad.  Ofrece prueba. Funda en derecho su defensa. Pretende que se
impongan las costas a la parte actora. Hace reservadel caso federal. Y pide el rechazo de lademandainterpuesta.  3.- A fs. 355 se
abre la causa a prueba. A fs. 538 se colocan |os autos en Secretaria alos fines de lo dispuesto por €l art. 482 del CPCC. A fs.
543/564 alegalaparte actoray afs. 566/579 hace |o propio la accionante. A fs. 581 se llaman ?Autos para sentencia?, y
CONSIDERANDO:  I.- En primer lugar, esimportante aclarar que, siguiendo la doctrina elaborada por la Corte Suprema de
Justicia en materia de fundamentacidn de sentencias, afin de dilucidar la presente contienda analizaré |os extremos que conceptio
necesarios para la debida resolucion del litigio. Ello asi, pues sabido es que el juzgador no esta obligado a seguir alas partes en todos
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sus razonamientos, ni analizar |os argumentos que estime no sean decisivos, sino solo aquellos considerados conducentes para
fundar la decisién que en definitiva se adopte (Fallos: 310:1185; 311:1191; 320:2289, entre otros).  Siguiendo esalinea
argumental, sélo me ocuparé de los aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias pararesolver la
cuestion.  11.- En este caso en estudio, el expediente administrativo en copia aportado por la accionada afs. 191/314 muestra que
el 11 de diciembre de 2003 la firma Bayer Cropscience SA presenté la solicitud de patente de invencion n° P 030104582, alegando
prioridad francesa n° 030104582, con lafinalidad de proteger una ?Casete de expresion que codificauna s - enol- piruvil- shikimato
-3- fosfato - sintasa (EPSPS) y plantas tolerantes a los herbicidas que la contienen?. Acorde al resumen de lainvencion defs. 212, se
refiere a una nueva casete de expresion gque incluye una secuencia de &cido nucleico que codifica una EPSPS. En particular, contiene
unidas entre si de manera funcional, una secuencia de regulacion promotora funcional en las células vegetales o las plantas, una
secuencia de acido nucleico que codifica una EPSPS y una secuencia terminadora, funcional en las células vegetales o las plantas,
caracterizada porque la secuencia de regulacién promotora es una secuencia de acido nucleico elegida entre las secuencias de
regulacion promotora del virus de planta CsVMV (CassavaVein Mosaic Virus).  En palabras de la parte actora, dichainvencion
logra un inesperado y Util resultado dado por latolerancia de niveles de hasta 4kg/ha de glifosato en las plantas modificadas con esa
casete (ver fs. 149 vta, punto I11).  Volviendo a andlisis del expediente administrativo, del mismo surge que el 29 de diciembre
de 2003, la demandante adjunté copia certificada del documento de prioridad francesa nro. 0215695, con su correspondiente
traduccion (v. fs. 214/265). El 2 de diciembre de 2004 se declaré aprobado el examen preliminar y se ordend la publicacion de la
solicitud en los términos del art. 26 del Reglamento de la Ley de Patentes (v. fs. 266/268).  En esas condiciones, el 12 de
diciembre de 2006 Bayer solicito larealizacion del examen de fondo en la solicitud de patente de invencién, aportando €l arancel
pertinente (v. fs. 269).  Sin embargo, €l 31 de mayo de 2010 el INPI requirié una serie de aclaraciones previas alarealizacion del
examen de fondo (v. fs. 270/271).  En primer término, marco que las clausulas 10 a 17 se encontraban excluidas de patentabilidad,
principalmente debido a que incluian materiales y procedimientos biol 6gicos que el Instituto no considerabainvenciones.  De
igual manera, advirtio que la casete de expresion reivindicada en la cldusula 4 se referia a una construccién cuyo promotor CsVMV
poseiaunaregion Y de secuencia SEQ ID NO 2 duplicada (XYY Z, de SEQ ID NO:5). También apuntd que en laMemoria
Descriptiva no encontré divulgacion suficiente, ni ejemplos demostrativos en relacion ala casete de expresion reivindicaday sus
subordinadas.  Siguiendo con las observaciones, destacd |a Examinadora de la Administracion Nacional de Patentes que no existia
ningun ejemplo de realizacion que comprobara el funcionamiento y actividad del promotor, ni el nivel de expresion parala EPSPSy
tampoco se habian obtenido plantas capaces de tolerar una alta dosis de glifosato (4kg/ha) que contuviesen dicho promotor.  Del
mismo modo, juzgd que lareivindicacion 4 y sus subordinadas lesionaban el art. 20 de la Ley 24.481 y no resultaba reproducible.
Manifestd que laclausula 1 erademasiado amplia, infringia el art. 22 de laLey 24.481 y que no existia sustento en lamemoria
descriptiva para todas las secuencias de regiones promotoras, ni paratodas las secuencias EPSPS reivindicadas en laclausula 1y sus
subordinadas. Por ultimo, puntualizd que en lareivindicacion 1 se debiaaclarar €l término ?2ESPS?.  En ese contexto, el 12 de
noviembre de 2010 (v. fs. 272/274) Bayer contesto la vista conferida. Expresd que acompafiaba nuevas paginas 18 y 19 de un pliego
de 13 reivindicaciones en reemplazo del existente de 17 reivindicaciones junto con la primerareivindicacion, con gjustes, afin de
satisfacer las observaciones de la Sra. Examinadora. Asimismo, efectud una serie de aclaraciones en orden alareivindicacion 1y 4,
y agregd que se cancelaban las reivindicaciones originalmente identificadas bajo los niUmeros 10, 11, 12y 17.  111.- Ulteriormente,
el 17 de diciembre de 2010 (v. fs. 288/290) la demandada concreto el examen técnico de fondo. Ratificd que la solicitud de patente
no podia prosperar, toda vez que no se cumplian con los requisitos de divulgacion suficiente y sustento en la memoria descriptiva.
Repitio que lareivindicacion 1 erademasiado amplia, que las clausulas 10 a 13 a pesar que se trataba de métodos que incluian un
paso de aplicacion de un herbicida relacionado con laintervencion humana, seguian siendo esencial mente biol 6gicos, por cuanto
tales reivindicaciones devenian inaceptables.  Sumado a ello, expuso la Administracion cuatro documentos (D1, D2, D3y D4) los
gue combinados le restarian novedad y actividad inventiva ala solicitud de patente n® P 030104582.  En resumidas cuentas,
concluy6 el INPI que ?teniendo en cuenta que en €l arte previo yaha sido utilizado €l promotor CSVMV para aumentar la expresion
de genes en plantas y que ya ha sido revelado que el gen para la EPSPS introducido en una planta confiere tolerancia al herbicida
glifosato, a una persona normal mente versada en la materia le resultaria obvio usar €l promotor CSVMV del documento D2, D3 0
D4 en la construccion del documento D1 para expresar el gen heter6logo y obtener plantas transgénicas con tolerancia aumentada
parael glifosato? (v. fs. 290) .  Nuevamente, afs. 291/297 Bayer Cropscience SA contesté el 14 de marzo de 2011 lavista
otorgada. Acompafié argumentaci dn que segln su criterio demostraba el sustento en lamemoria, actividad inventiva, ausencia de
elementos no patentables y demas condiciones de patentabilidad de la materia reivindicada, con €l objetivo de satisfacer las
observaciones de laExaminadora.  El 24/8/2011 se produjo €l informe previo alaresolucion final donde se efectuaron las
observaciones ali consignadas (v. fs. 298/299). En lo sustancial, la ANP repard que no habian sido salvadas |as principales
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objeciones realizadas en el examen de fondo. A su turno, la demandante contesto la vistay acompafio nuevas reivindicaciones el
15/11/2011 (v. fs. 300/307).  Luego, €l 21/6/2012 sellevo acabo e ?informe denegatorio? (v. fs. 308/311) y €l 27 dejunio de
2012 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial resolvié denegar la solicitud presentada el 11/12/03 en virtud de los motivosy
fundamentos expuestos en €l citado informe denegatorio (v. fs. 312/313). La mentada decision fue notificada a Bayer el 6 dejulio de
2012 (v. diligenciadefs. 314y vta).  Asi las cosas, ante el temperamento adoptado en sede administrativa, se presenta aqui la
actora accionando contrael INPI con el objeto que se declare indebidamente denegada la solicitud de patente de invencion Actan® P
030104582 (ver fs. 149, punto I, primer parrafo).  1V.- Pues bien, habiendo resefiado |o acontecido en sede administrativay
aclarado cudl es el objeto de lademanda, afin deresolver el presente litigio, considero atinado comenzar por recordar que esa
instancia administrativa es obligatoria, y que ha sido instituida teniendo en cuenta la particular versacién del personal especializado
del INPI -con competencia técnica especifica- para evaluar la procedencia o no de un patentamiento, lo cual conlleva no solamente
larealizacion de un examen preliminar, sino un andlisis de fondo para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en
el titulo I1, capitulo I, delaLey 24.481 -art. 27- (conf. CNFed. Civ. y Com., Salalll, causan® 435/09, ?Novartis AG ¢/ Instituto de
la Propiedad industrial §/ denegatoria de patente?, del 31.10.2013).  No resulta un dato menor que la decision denegatoria
constituye un acto administrativo que, como tal, goza de la presuncion de legitimidad (art. 12 de laley 19.549), la cua debe ser
desvirtuada por la accionante que reclama judicialmente su revocacion (conf. CNFed. Civ. y Com., Salalll, causa 2672/00 del
16.3.06 y sus citas; Salall, causa 2863/06 del 7.2.12). V.- Asi pues, se hace evidente que dilucidar las complgjas cuestiones
técnicas que se debaten en este tipo de pleitos, exige un grado de conocimiento cientifico especializado que escapa -en lamayoria de
los casos, y no siendo esta la excepcion- alaformacion y cultura profesional de los magistrados, o cual conlleva atener que contar
con el auxilio de expertos designados en los términos de los articulos 457 a 478 del Cédigo Procesal Civil y Comercial dela Nacion,
afin de alcanzar la conviccién que se necesita para juzgar con un auxilio técnico imparcial que contribuya a satisfacer el interés
superior de lajusticia (conf. CNFed. Civ. y Com., Salal, causa 6081/08 del 8.11.2012).  En ese sentido, Kielmanovich, con
acierto, ha sostenido: ?...concebimos ala prueba pericial como aquella mediante la cual un tercero designado por un tribunal en
razon de sus conocimientos cientificos, artisticos o practicos, gjenos al saber comun y juridico del magistrado, le informa acerca de
los hechos percibidos o deducidos, sus efectosy causas, y €l juicio que los mismos le merecen, a objeto de que éste, sobre tales
bases, pueda formar su conviccion acerca de ellos? (conf. Highton, Elenal; Arean, Beatriz A.; Caruso, Eduardo. Codigo Procesal
Civil y Comercia de laNacion. Buenos Aires. Hammurabi, 2007, t. 8, pags. 383/384).  Por lo tanto, parala dilucidacion del
presente conflicto he de tener en cuentalo informado através de su pericia por la experta bidloga Daniela Sandra Tosto afs.
447/478, y sus explicaciones de fs. 493/524 (conf. art. 477 del CPCC).  VI.- Enlo que respectaal argumento del INPI de que la
solicitud de patentamiento carece de mérito inventivo, en la medida que no viene a solucionar ningln problema técnico que no fuera
yaresuelto en €l arte previo, controvirtiendo de esamaneralos arts. 4 y 22 de la Ley de Patentes, cuadra advertir que la perito, a
través de su informe, ratifica dicha objecion mantenida por aquél organismo.  Laexperta sostuvo: ?Las reivindicaciones de la
patente objeto de autos podrian ser inferibles de lo ensefiado y/o reivindicado en los documentos D1 a D4, de hecho algunas
secuencias presentes en las relvindicaciones de |a patente objeto de autos estén presentes en |as reivindicaciones de |os documentos
citados? (v. fs. 468 vta., punto 5). ?El resultado obtenido podriaresultar obvio para un técnico versado en lamateria? (v. fs. 469,
punto 6). ?La aplicacion de un conjunto de técnicas de ingenieria genéticay biologia molecular en la solicitud de patente Acta P 03
01 04582 llevan aun resultado sin duda Util pero que no esinesperado...? (v. fs. 469, punto 8; la negrita en todos los casos es de mi
propiedad). En esalinea, también informo la bidloga que: ?Con anterioridad al 12/12/2002 era esperable que a una plantaala que
sele hainsertado la construccion de ADN CsVMV/EPSP posea tolerancia a glifosato, dado que como se detallé en varios puntos
anteriores, por un lado se conocia la efectividad del promotor CsVMV para expresar proteinas en plantasy por otro lado se conocia
la utilizacién del gen de la EPSPS con las sustituciones de manera de confundir tolerancia a glifosato? (v. fs. 478 vta., punto 14; el
resaltado me pertenece).  Ahorabien, debo recalcar que Bayer adujo en la demanda que el mérito inventivo en esta solicitud es
haber alcanzado unatolerancia a dosis de 4kg/ha de glifosato, limite que claramente excederialo normal y lo revelado, por ejemplo,
en el documento D1 que demuestra unatoleranciade 0,8kg/ha. A propdsito de ello, considero que las conclusiones alas que
arriba la experta sobre este tépico del asunto, una vez més validan los fundamentos invocados por el INPI para desestimar la
solicitud.  En efecto, al ser preguntada la especialistasi se encuentran en la memoria descriptiva de la presente solicitud los
resultados concretos de la exposicién a Glifosato de plantas transformadas con la construccion de lareivindicacion 1 (v. fs. 470 vta,,
punto 11), contestd: ?En la memoria descriptiva, en el ggemplo 5 se encuentra un ensayo de tolerancia a glifosato en plantas
transformadas con la construccién CSVMV/EPSPS en el que se realiza una aplicacion de 4kg/ha al estado de 3 a4 hojas, donde €l
90% de los callos de transformacion (no se aprecia el nimero) que contenian el casete de expresion CsVMV-EPSPS tienen plantas
capaces de tolerar dicha dosis (no se precisa el nimero). Sin embargo se registré una disparidad en el nimero de plantas tolerantes
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para cada callo ensayado debido ala condicion heterocigota para el rasgo, al niimero de loci deintegracion y alaposicion dela
insercion de la casete?. Agreg6 afs. 478 (punto 11): ?Por lo tanto si bien se hace mencidn al ensayo, no se presentan los datos ni las
estadisticas del experimento? (la negritame pertenece).  En consonancia con lo anterior, esimportante a su vez destacar que la
entendida especifico que: ?La comparacion de tolerancia a glifosato en diferentes especies y con diferentes construcciones es
inapropiada ya que el contexto especifico y las construcciones utilizadas influyen en las dosis de glifosato toleradas por las
plantas...? (v. fs. 478, punto 12; el resaltado me corresponde).  VII.- No es posible soslayar que las conclusiones alas que arribala
experta han recibido las impugnaciones deducidas por Bayer Cropscience SA afs. 481/487 y afs. 531/535.  Sin embargo, no
encuentro motivo para apartarme de las opiniones arribadas por la bi6loga, pues la accionante no ha rebatido los solidos
fundamentos expuestos por la especialista en su informey en sus aclaraciones.  Sabido es que no se trata de exponer meras
discrepancias con la opinién del experto o de formular consideraciones que pongan en duda sus conclusiones, sino de demostrar con
fundamentos apropiados -y esto debe ser hecho con argumentos muy convincentes, porque |os jueces carecen de conocimientos
especificos sobre el topico- que el peritagje es equivocado (Fallos 310:1697, 312:592, 321:2118). Por otra parte, es dable recordar que
laopinidn del perito designado de oficio por €l magistrado reviste importante valor probatorio por su condicién de imparcialidad
(doctrinade Fallos: 307:2077 y 318:1026). Y apesar de que es cierto, como o sefialala demandada en las observaciones de fs.
481/487 (ver en particular fs. 481 vta., Ultimo parrafo), que algunas de las contestaciones de la entendida no son categoricas en razon
de que utilizala expresion ?podriaresultar obvio? para un técnico versado en la materia, |0 relevante es que las manifestaciones de
la bidloga resultan mayormente coincidentes, en lo sustancial, con las diversas observaciones efectuadas por la examinadora durante
lainstruccion del expediente administrativo, en punto alafaltade novedad de lainvencion.  Por el contrario, me parece claro que
la accionante no halogrado demostrar lailegitimidad de la conducta del Instituto emplazado. Ante ello, es oportuno reiterar laregla
que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situacién de hecho tiene la carga de aportar evidencia
suficiente, punto elemental parafundar su pretension, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras
conjeturas, maxime en asuntos de ribetes técnico cientificos como el presente (confr. art. 377 del Cédigo Procesal; CNFed. Civ. y
Com., Salall, causan® 20.478/96 del 04.05.1999, causan® 2.294/15 del 6.2.18, entre otras). ~ VIlI1.- En otro orden de ideas, no
parece superfluo agregar que no mejorala posicion de la parte actoralo establecido mediante |a Resolucién del INPI -P- n°
263/2003. Parafundar esa apreciacion, tengo en cuenta que en uno de sus considerandos se habla de ?...facultar ala Administracion
Nacional de Patentes para considerar validos la blsguedainternacional de antecedentesy |os examenes técnicos de fondo realizados
en el curso del tramite de patentes equivalentes concedidas por oficinas extranjeras?.  Con sustento en ello, se habilitaalos
examinadores a dar por satisfechos |os requisitos de patentabilidad en 1o que se refiere a novedad absoluta, actividad inventiva,
aplicacion industrial y atener por cumplida la bisqueda de antecedentes internacional es, para aquellas solicitudes nuevas que
acrediten una patente homologa concedida en el extranjero por oficinas que cuenten con criterios de patentabilidad y de examen
similares alos que rigen en la oficina de patentes nacional (arts. 1,2y 3).  Sobre esa base, no caben dudas que la Resolucion
263/03 no impone ala ANP la obligacion de tener por cumplidos los recaudos aludidos ante una patente igual otorgada en el
extranjero. En realidad, |e otorga esa potestad, conservando |os examinadores | as prerrogativas a efectos de juzgar |os complejos
temas de novedad o actividad inventiva. Lo expuesto se ve reforzado por el art. 6 de la Resolucion en estudio, en tanto dispone
que ?La Administracion Nacional de Patentes, queda eximida de aplicar la presente resolucién cuando exista expresa
fundamentacion técnico-legal, 0 medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de
orden publico?.  En el caso sub examine, alaluz de laresefia efectuada del expediente administrativo y de lo expuesto por la
periciaen biologia, existieron objeciones técnicas que derivaron en que la patente solicitada no prosperara.  Tampoco puede correr
mejor suerte el argumento esgrimido en el sentido que la patente fue concedida por la Oficina Europea de Patentes y asimismo
adjudicada en Austria, Australia, China, Espafia, entre otros paises. Ello es asi, ponderando que, como |o ha sefialado |a doctora
Najurieta en su oportunidad, la proteccion del derecho del inventor es de carécter territorial (conf. Breuer Moreno, Tratado de
Patentes de Invencién, Abeledo Perrot, 1957, val. |, pag. 49) y la Administracion Nacional de Patentes (art. 91 del reglamento,
decreto 260/96, anexo |1) gerce sus funciones conforme al ordenamiento juridico argentino, sin reconocer dependencia cientifica o
administrativa de ninguna oficina central de patentes (confr. CNFed., Civ. y Com., Salal, causan°® 2672/00 del 15.8.03y Saalll,
causan® 435/09 del 31.10.13).  Corolario de todo lo expuesto, entiendo que la demanda debe ser desestimada, toda vez que, como
sedijo, incumbia alaactora probar lailegitimidad del acto cuestionado, y como no |o hizo, deviene correcto el accionar de la
Administracion de denegar la solicitud de patente P 030104582, con fundamento en los arts. 4, 22y 29 delalLey 24.481.  Por los
argumentos que anteceden, asi como doctrinay jurisprudencia citadas, FALLO: Rechazando |la demanda entablada por Bayer
Cropscience SA contrael Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con costas ala parte actora, en atencién a principio objetivo
deladerrota (art. 68 del Codigo Procesal).  Atendiendo al mérito, eficaciay extension de lalabor profesional desarrollada en
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autos, a las etapas procesal es cumplidas por cada uno de los abogados en esta causa, y ala naturaleza de este proceso, conforme
pautas observadas habitual mente en supuestos analogos por la Excma. Camara de este Fuero, regulo los honorarios de las letradas
intervinientes por la parte demandada, Dras. Maria José Vésquez (apoderada; cesd su intervencion afs. 527) y Mariela E. Borgarello
(patrocinante), en las sumas de $22.500 y $52.500 respectivamente, atinentes a la primera etapa del proceso y aun 50% de la
segunda. Asimismo, por igual periodo, establezco los honorarios de las letradas de |a parte actora, en los montos de $21.000 parala
Dra. Claudia Serritelli (apoderada) y de $31.500 parala Dra. Brigida Verénica Kapovic. (arts. 2, 6, 7, 9, 10, 13, 37y 38 delaley
21.839, texto seguin ley 24.432).  Teniendo en cuenta que | as tareas correspondientes al otro 50% de la segunda etapay latercera
completa, fueron realizadas bajo lavigenciade laley 27.423, y tomando las pautas alli establecidas, regulo los honorarios de la Dra.
M. J. Véasquez en ... UMAS - equivalente alafechaa $5.804 -; losdelaDra. M. E. Borgarello en ... UMAS -que representan
$58.040- y los del Dr. Aldo Petrone en ... UMAS -proporcionales a $20.314- (parte demandada). A su turno, los emolumentos de los
profesionales de la accionante se estiman en 4 UMAS paralaDra. B. V. Kapovic ($11.608) y en 17 UMAS paralaDra. Claudia
Serritelli, equivalentes alafechaa $49.334 (conf. arts. 14, 16, 19, 20, 21, 26y 29 delacitadaley; y Ac. 30/19delaC.S.JN.). Se
deja constancia que no se regulan honorarios afavor del Dr. Gonzalo Lavalle (apoderado del INPI), en razén de que su labor en
estos actuados se limitd ala presentacion defs. 527.  Por el incidente resuelto afs. 382/383 (oposiciones a prueba), cuyas costas
se distribuyeron en el orden causado, regulo los emolumentos de laDra. C. Serritelli en el monto de $2.700y losdelaDra. B. V.
Kapovic en $6.300 (arts. 33, 39y cit. delaley 21.839).  En atencidn alanaturalezade lalabor pericia efectuada, y la proporcion
gue deben guardar sus emolumentos con los fijados a | os restantes profesional es que han intervenido en todo el proceso, regulo los
honorarios de la perito en biologia Daniela Sandra Tosto, en ... UMAS ($63.844) y los de la consultora técnica Paula Cohen (por la
demandada), en la cantidad de $20.000.  Registrese, notifiquese y, oportunamente, archivese. MARCELO GOTA JUEZ
FEDERAL 075430E
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